MARCA DE ALTO RENOME

(APLICAGAO DO ART. 125 DA LEI N° 9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996)

| -INTRODUGCAO

O processo de globalizagdo tecnoldgica, econémica e politica
instaurado na década de 90, com a abertura do mercado dos paises em
desenvolvimento, veio de projetar efeitos tanto nas relagbes
internacionais quanto nas politicas internas. Esse processo, aliado as
mudancgas na conducdo do rumo da politica do Governo Brasileiro,
determinou a que o Pais aderisse a integra do texto da Revisdao de
Estocoimo da Convencdo da Unido de Paris para a Protecdo da
Propriedade Industrial (Convengao da Unidao de Paris - CUP), concluida
sob os auspicios da World Intellectual Property Organization (WIPO) ou
Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), o qual veio a
ser internalizado no ordenamento juridico patrio com a promulgagao do
Decreto n° 635, de 21 de agosto de 1992.

A sociedade produtiva internacional, todavia, ja ha muito
reclamava a instituicdo de uma nova ordem legal da economia
internacional para reger todas as atividades econdémicas.

No que respeita a propriedade intelectual, onde se inserem os
direitos de propriedade industrial, o fracasso das medidas unilaterais e
bilaterais adotadas pelos Estados Unidos da América (EUA) e Uniéao
Européia levou-os a inserir o tema no ambito do General Agreement on
Tarifs and Trade - GATT (Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e



Comeércio), criado em 1947 e cujas regras proclamam os principios de
liberdade de mercado e de iniciativa como valores essenciais para a
recuperagao e manutengcdo de uma economia mundial auto-regulavel.

A dificuldade de promover a revisao de algumas convencgoes - tais
como a Convencao de Paris - para incorporar novos patamares de
protecdo aos direitos de propriedade intelectual -, como, ainda, a falta
de mecanismos de coerciao que assegurassem O cumprimento dos
compromissos assumidos pelos paises-membros de tais convencdes,
sao outros fatores que também conduziram os paises industrializados,
liderados pelos EUA, a tomar a iniciativa de introduzir o tema
propriedade intelectual nas negociacdes entdo em curso no GATT.

Com isso, os paises desenvolvidos finalizavam ndo apenas
alcancgar o reconhecimento formal dos direitos de propriedade intelectual
no plano internacional, como, também, tornar esses direitos eficazes,
mediante a implementagao de medidas preventivas e de sancgdes civis e
penais aplicaveis em caso de violagao, particularmente nos paises em
desenvolvimento, como o Brasil, por se constituirem, indiscutivelmente,
mercados potenciais para a absorcido dos seus produtos e servicos.
Entdo, as negociagdes que se seguiram tiveram como ponto de partida
as distintas acepcgdes da propriedade intelectual na esfera internacional
€ como consequéncia - inevitavel diante da inequivoca supremacia dos
EUA - a elevagao do nivel da protecao da propriedade intelectual.

Assim é que, como resultado da pressao exercida sobre os paises
em desenvolvimento e por forca do estagio das relagées econdmicas
internacionais, teve lugar uma rodada de negociagcdes no GATT, que
ficou conhecida como a Rodada Uruguai.

Durante as negociagdes que entdo se seguiram, temas de
interesse dos paises em desenvolvimento, como téxteis e agricultura,
ultimaram por serem relegados a um segundo plano, enquanto que os
assuntos de interesse dos paises industrializados, dentre eles o tema
propriedade intelectual, foram amplamente discutidos.



Ao final de alguns anos de duras e intrincadas negociagoes,
no dia 12 de abril de 1994, em Marrakesh, pela Ata Final que Incorporou
os Resultados da Rodada Uruguai de Negociacbes Comerciais
Multilaterais do GATT, foram aprovados varios acordos, de naturezas
diversas, como o Acordo Geral Sobre o Comércio de Servicos, o Acordo
Sobre Medidas de Investimentos e o Acordo Sobre os Aspectos dos
Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio, mais
conhecido pelo acrograma em inglés TRIPS (Trade Related Aspects of
Intellectual Property Rights), que foram acrescentados a outros,
anteriores, vigentes no ambito do GATT, como aqueles que tratam da
proibicdo da pratica de dumping, dos subsidios e da eliminagcdo das
distor¢cdes do mercado.

Apesar de o Brasil ter se posicionado inicialmente contrario a migracéo das questdes
de propriedade intelectual da OMPI para o GATT, porque claramente transcendia aos
objetivos exclusivamente internos do Pais, findou por anuir ao Acordo TRIPS, celebrado por
insisténcia dos Estados Unidos da América, porque desiludidos com a OMPI, pela auséncia
de sangdes comerciais contra violagdes na area de propriedade intelectual.

Ademais, o predito Protocolo de Marrakesh instituiu a Organizagao
Mundial de Comércio (OMC), dando forma institucional e organizativa
aos principios liberalizantes do GATT, com estrutura capaz de atender a
sua competéncia tripartite.

Assim €& que o Acordo TRIPS ¢é, ainda hoje, o diploma
internacional multilateral sobre propriedade intelectual mais abrangente
e eficaz para a protecao dos direitos de propriedade intelectual.

Esse Acordo reconheceu, desde logo, a validade dos principios
basicos do GATT e das convencgdes internacionais sobre propriedade
intelectual e suas disposicoes constituem standards minimos de
protecao dos direitos de propriedade intelectual, aos quais se obrigam
os seus estados-membros. No Acordo, ainda, se estabeleceram
principios fundamentais da ordem juridica multilateral, como o do
tratamento nacional e o da nacdo mais favorecida.



O Brasil aprovou e ratificou a Ata Final em que se incorporaram o0s
Resultados da Rodada Uruguai de Negociagbes Comerciais
Multilaterais, por intermédio do Decreto Legislativo n°® 30, de 15 de
dezembro de 1994, promulgado-a pelo Decreto n° 1.355, de 30 de
dezembro de 1994.

Aquela altura, TRIPS contemplava protecdo bem mais ampla do
que a legislacao brasileira sobre propriedade industrial, onde se insere a
protecao das marcas.

Mas o Brasil acompanhava de perto a evolugdo do tema no plano
internacional e ja em 1991 tramitava no Congresso Nacional um Projeto
de Lei objetivando a alteragcao da Lei de Propriedade Industrial em vigor
a época.

Nessa conjuntura, como decorréncia do panorama juridico-politico
e econdbmico que se apresentava no plano internacional, novas regras
de propriedade intelectual foram introduzidas no Pais, visando a
adequar o sistema legal interno aos novos paradigmas e, de efeito, o
reconhecimento do Pais junto a comunidade internacional como Nagao
que prima pelo desenvolvimento tecnologico e pela prote¢édo dos
direitos de propriedade intelectual.

Surge, entao, a Lei n°® 9.279, de 14 de maio de 1996, para regular
os direitos e obrigacdes relativos a propriedade industrial no Brasil, em
substituicdo a Lei n°® 5.772, de 21 de dezembro de 1971 (Cdodigo da
Propriedade Industrial - CPI), até entio vigente.

Il - A INSERGAO DO INSTITUTO DA MARCA DE ALTO RENOME NO
ORDENAMENTO JURIDICO BRASILEIRO

A Lei n° 9.279/96, também conhecida como Lei de Propriedade
Industrial ou, simplesmente, LPI, introduziu no ordenamento juridico
positivo um conjunto de inovagdes no orbe da propriedade industrial, no



qual se insere um instituto sob o0 nomen juris de “marca de alto renome”,
ja ha muito acolhido nas legislagbes européias, ndo obstante pendente
de reconhecimento expresso tanto no ambito da CUP quanto do Acordo
TRIPS, embora alguns estudiosos compreendam - ao que aqui hao se
filia - que este ultimo ofereca uma base legal para enfrentar a matéria no
plano da protecdo das marcas notoriamente conhecidas, quando
ampliou a protecdo extraordinaria do art. 6° bis (1) da CUP para
produtos e servicos nao similares aos identificados pela marca
notoriamente conhecida, nos seguintes termos:

“O disposto no Artigo 6° bis da Convengdo de Paris (1967)
aplicar-se-a, mutatis mutandis, aos bens e servicos que ndo sejam
Similares aqueles para 0S quais uma marca esteja registrada,
desde que o uso dessa marca, em relagcdo aqueles bens e
servigos, possa indicar uma conexdo entre aqueles bens e
servigos e o titular da marca registrada e desde que seja provavel
que esse uso prejudique os interesses do titular da marca
registrada.”

Pois bem.

Consagra a LPI, em seu art. 125, que “A marca registrada no
Brasil considerada de alto renome sera assegurada protegcdo especial,
em todos os ramos de atividade.”

Esse instituto, incontestavelmente, ndo se identifica com o da
marca notoéria, ou melhor, “marca notoriamente conhecida”, amparado
no art. 6° bis da CUP, cuja acepcéao foi introduzida na ordem positiva
nacional pelo Decreto n° 19.056, de 31 de dezembro de 1929, que
internalizou o texto da Revisdo de Haia daquela Convencao.

Nesse sentido, Hissao Arita e Helson Braga, em célebre ensaio
sobre “La proteccion de las marcas notorias en el Brasil”, in Revista de
Derecho Industrial, 1983, ja firmavam importante referencial a distincao
desses dois institutos:



“Tales marcas pretendem una proteccion no solo contra el
uso en productos similares, sino también en productos diferentes.
El texto de la Convencion de Paris se refiere a “marques
notoirement connues, well-known marks” o marcas notoriamente
conocidas, que se hallan en un nivel de notoriedad inferior a las
‘marques de haute renommée, renowed trademarks” (o famous
frademarks) o marcas renombradas.”

Tais marcas pretendem uma protecao néo so6 contra o uso em produtos similares,
como também em produtos diferentes. O texto da Convencgao de Paris se refere a
“marques notoirement connues, well-known marks”’ou marcas notoriamente conhecidas, que
se encontram em um nivel de notoriedade inferior as marcas “marques de haute renommeée,
renowed trademarks” (ou famous trademarks) ou marcas renomadas.” (Tradugéo do
original)

E a marca de alto renome, a0 menos a primeira vista, também nao
parece confundir-se com o da “marca notodria”, cuja nogao foi
pioneiramente inscrita na ordem juridica patria pelo art. 83 da Lei de
Propriedade Industrial de 1967 (Decreto-Lei n°® 254, de 28 de fevereiro
de 1967) e repetida no art. 79 do Decreto-Lei n° 1.005, de 21 de outubro
de 1969, que rezavam, respectivamente:

“Art. 83. Sera assegurada protecao especial as marcas notérias no pais, inclusive mediante
oposicdes ou recursos manifestados tempestivamente pelo seu titular, através dos quais se
impega o registro de marca que as reproduza ou imite, no todo ou em parte, mesmo que se
destine a artigo ou servigos diferentes, desde que haja possibilidade de confusdo quanto a
origem de tais artigos ou servigos, com prejuizo para a reputagdo da marca ou de seu
titular, ou ainda do seu carater distintivo ou poder atrativo junto a clientela.”

“Art. 79. Sera assegurada protegao especial as marcas notdrias no pais, mediante
admiss&o e impugnacgdes, oposi¢des ou recursos manifestados regular e tempestivamente
pelo seu titular contra pedidos de registro de marca que as reproduza ou imite, mesmo que
se destine a produtos, mercadorias ou servigos diferentes, mas haja possibilidade de
confusao quanto a origem de tais produtos, mercadorias ou servigos, ou prejuizo para a
reputacdo da marca.”

Da mesma forma, a nocao de marca de alto renome, encerrada na
LPI, ndo parece convergir a acepg¢ao de “marca notoria” recepcionada



na versao do art. 67 da Lei n° 5.772/71, que lhe antecedeu na regulagao
da propriedade industrial no Brasil, adiante transcrito:

‘Art. 67. A marca considerada notoria no Brasil, registrada
nos térmos e para os efeitos déste Codigo, tera assegurada
protecdo especial em tédas as classes, mantido registro proprio
para impedir o de outro que a reproduza ou imite, no todo ou em
parte, desde que haja possibilidade de confusdo quanto a origem
dos produtos, mercadorias ou servigos, ou ainda prejuizo para a
reputacdo da marca.”

Dos textos legais pretéritos, na marca notoria prevalecia, por ébvio, o aspecto da
notoriedade, entendida esta na sua acepg¢ao comum, quer dizer, o que € conhecido por
todos, tanto assim que alguns estudiosos remetiam o seu grau de conhecimento a
percentual quase absoluto da populagao brasileira, melhor dizendo, a, aproximadamente,
80% (oitenta por cento) dessa populagao.

Ja da regra legal vigente jaz que na marca de alto renome destaca-se o conceito de
prestigio, fama, boa reputacéo e credibilidade, em suma, de alto renome junto ao publico,
dispensando, por esse motivo, 0 mesmo nivel de notoriedade exigido para a marca notoéria,
sendo, contudo, evidente, a exigéncia de um conhecimento muito maior do que aquele
atingido pelas marcas comuns.

Da atual Lei de regéncia também ressai, de plano, que a marca de
alto renome goza de uma protecao excepcionalissima, traspassando um
dos principios nucleares do direito marcario, o da especialidade,
segundo o qual a protecao assegurada a marca recai sobre produtos ou
servicos correspondentes a atividade do titular, isto €, o direito exclusivo
de utilizacdo da marca pelo seu proprietario compreende, precisa e
unicamente, os produtos ou servicos a que ela se refere.

Por outro lado, resta evidente do preceito legal sob foco que essa
protecao extraordinaria reclama previo registro da marca no Brasil.

Ja sob prisma outro, ressalta manifesto que a Lei em comento ndo
prescreveu qualquer definichio de marca de alto renome ou,
minimamente, indicou eventuais supostos prévios a serem satisfeitos ou
mesmo 0s parametros a serem observados para o reconhecimento



formal desse status pela autoridade nacional competente e, via de
consequéncia, para a outorga da protecao especial a marca, visando a
impedir registro posterior de terceiro.

Perceptivel, sob tais aspectos, uma aparente falta de clareza do
texto legal quanto ao seu conteudo interior, revelando-se, ao menos a
primeira vista, imperfeito, pela aparente imprecisdo quanto ao seu
alcance efetivo e desiderato colimado, donde, em principio, admitir a
investigagao da voluntas legis (vontade da lei).

lll - A DOUTRINA

Nessa perspectiva, duas correntes surgiram no meio dos
doutrinadores e estudiosos no campo da propriedade intelectual,
tencionando apreender e construir o conteudo e a repercussido da
indigitada regra legal, a partir da conceituagao de marca de alto renome
e da acepcao do meio adequado para conceber-se a protecao especial
que Ihe é destinada pela Lei regente.

A primeira delas se apoia na tese de que a marca de alto renome,
cogitada no art. 125 da LPI, nada mais € do que uma reminiscéncia da
marca notoria, aclamada no art. 67 do CPI precedente e ja consagrada
em outras normas patrias de mesma hierarquia que o precederam na
regulacao da matéria.

Na linha de raciocinio desenvolvida a partir dessa acepcao, o
reconhecimento do alto renome da marca reclamaria, a uma, processo e
procedimentos proprios e formais, ou seja, postulacéo especifica dessa
qualificacdo pelo titular do direito de um registro préprio da marca de
alto renome no INPI, e, a duas, o prévio estabelecimento de regras e
definicdo de critérios por este Instituto, condicionantes da apreciagao do
pleito e do reconhecimento do alto renome da marca, aos quais estaria
subsumido o titular do direito correspondente.



Significa dizer que a hipétese ensejaria uma declaragao a priori do
alto renome da marca, a qual demandaria, prévia e compulsoriamente, a
comprovacgao desse predicado pelo titular do direito, nas mesmas bases
fatico-juridicas fincadas no ato normativo do INPI disciplinador do
reconhecimento da notoriedade insculpida no art. 67 da Lei n°® 5.772/71
(Ato Normativo INPI n® 131).

Ja a segunda das correntes sustenta a teoria de que a marca de
alto renome pressupde conhecimento absoluto pelo publico, donde o
reconhecimento desse atributo da marca independeria de qualquer
prova, como sOi acontecer com os fatos notérios - no sentido da
verdade sabida -, bem assim de registro ou de quaisquer outras
formalidades especificas.

Sem embargos dos meéritos que, sem duvida alguma, tributam a
esses ilustres doutrinadores e estudiosos do tema, parece que a marca
de alto renome, vertida na LPI e protegida no sistema juridico interno de
outros paises, ndo se conforma, exatamente, a compreensio esposada
quer por uma quer por outra corrente.

Ao percorrer-se a legislagdo, a doutrina e a jurisprudéncia de
alguns dos paises que agasalham protecdo para a marca de alto
renome, percebe-se a existéncia de trés sistemas juridicos distintos.

Primeiro, o sistema nérdico, que impede ou invalida o registro de
sinais idénticos ou similares as marcas de alto renome, quando aqueles,
presumidamente, possam aproveitar-se do fundo de comércio do titular
da marca protegida sob tal fundamento ou mesmo desacreditar ou
denegrir os produtos por ela distinguidos.

Depois, o0 sistema jurisprudencial, que se sustenta
casuisticamente, sem a prévia existéncia de lei especifica, impedindo o
registro de sinais iguais ou semelhantes as marcas de alto renome ou
proibindo o seu uso por terceiros ndo autorizados, quando corporificada



lesdo ao fundo de comércio do titular de marca protegida ou mesmo
dano potencial ao consumidor.

Por ultimo, o sistema inglés, segundo o qual as marcas com largo
poder distintivo e atrativo, intensamente usadas por seus titulares,
podem, como medida defensiva, ser registradas para produtos ou
servicos onde possa se operar a confusdo, ainda que n&o sejam
usadas.

De outra banda, porém, depara-se com a seguinte conceituagao
de marca de alto renome, publicada no “Annuaire 1990 - VIII”, da
Association Interntionale pour la Protection de la Propriété Industrielle
(AIPPI), que, paulatinamente, vem sendo observada pela maioria dos
paises integrantes da Convenc¢ao da Unido de Paris:

“Marks which, even if they are not used in the country in which protection is claimed, are
deemed to enjoy a high repute either in that country or at an international level.”

“Marcas que, mesmo que nao sejam usadas no pais no qual a proteg¢ao é requerida, sdo
passiveis de desfrutar de alta reputagdo naquele pais ou em nivel internacional.” (Tradugao
do original)

Numa visao preliminar, a versao brasileira da protecdo da marca
de alto renome, gravada na LPIl, ndo parece ter migrado, exata e
fielmente, de um ou outro desses conceitos ou sistemas em particular.

Entretanto, ao tomar em conta o panorama fatico-temporal em que
se promulgou a LPI e que remanesce atual, corporificado por forca de
um processo evolutivo de novas inclinagdes juridico-econémicas
derivadas de um quadro de globalizagdo, que vem reclamando
parametros de protecdo dos direitos de propriedade industrial cada vez
mais elevados e harmoénicos, justificar-se-ia construir a conceituagao do
instituto em comento e interpretar o preceptivo legal que o acolhe de
maneira harmoniosa aos repositérios internos e externos e ndo apenas
pela sua literalidade estrita e formal, principalmente quando tal traducao
possa conduzir a imediata conclusdo de que nao deverao ser impostas



quaisquer formalidades para a postulacdo do reconhecimento do alto
renome da marca ou mesmo elencados parametros a serem
observados pela autoridade nacional para o reconhecimento desse
atributo e a consequente outorga da protecéo diferenciada, pela simples
razao de o diploma legal ndo comporta-los textualmente ou mesmo por
nao conter indicios minimos de que devam ser eles sobrepostos pela
Instituicdo legalmente competente para a concessao de direitos de
propriedade industrial.

Embora n&o seja tarefa das mais faceis estabelecer-se a diferenca
entre o siléncio propositado da lei e a sua deficiéncia ocasional, parece
que a interpretacao rigida do art. 125 da norma de regéncia, quando
transportada para o mundo dos fatos e para a esfera do Direito, &
insustentavel e nao subsiste, pois que nao se coaduna com O
ordenamento juridico regente da matéria no Brasil e mesmo com o
repositério de outros paises que assentam a protecao in specie. Alias,
como ja assentia Carlos Maximiliano, a interpretagdo puramente
filolégica, embora seja a mais antiga, € incompativel com o progresso.

Nesse ponto, importa destacar que, se, por um angulo, € principio
basico de hermenéutica o de que a lei ndo utiliza termo ou expressao
supérflua, bem como que ndo cumpre ao intérprete criar prescricoes ou
postergar as existentes, por outro lado, & principio basilar de Direito que
a lei expressa sua vontade também de modo subjetivo, pela "mens
legis” (inteligéncia da lei).

Realmente, o excesso de juridicidade, de apego as palavras, é
contraproducente, pois conduz ao afastamento do objetivo superior da
norma legal. A interpretacdo, por exceléncia, € a que se baseia no
elemento ideologico, deduzindo o sentido da lei ndo s6 pela sua letra,
mas, notadamente, pelo seu espirito.

Em outras palavras, “a interpretacéao das leis ndo deve ser formal,
mas, sim, antes de tudo, real, humana, socialmente util" (Acordao
proferido pela 3% Turma do Superior Tribunal de Justica - STJ, em



26.05.97, tendo como Relator o Ministro Eduardo Ribeiro - Revista do
STJ n°® 96/249).

ImpoOe-se, entdo, uma interpretacdo construtiva que germine a lei
no seu siléncio e na sua imobilidade, de molde a revelar sua vontade
real e torna-la a expressao verdadeira do Direito, porque € a partir dele,
tal qual ele € na esséncia, que se erige a regra legal, exigida pela
sociedade e consentanea com o progresso geral.

E, para descobrir inteiramente a compreensao do verdadeiro
espirito da norma ha que se reunir dois elementos, a occasio legis e a
ratio juris, bem como empregar simultaneamente, multiplos processos
de exegese, sem a supremacia absoluta de algum ou a exclusao
sistematica de outro, pois € esse 0 unico meio de se descobrir 0 sentido
e 0 alcance da norma, ou seja, a genuina razao da sua existéncia.

Portanto, ndo é suficiente determinar a finalidade pratica da norma, a fim de
reconstituir seu verdadeiro conteudo, donde cumpre consultar seu espirito e a histéria
fidedigna do seu nascimento, que precisam ser conhecidos pelo intérprete e expositor do
Direito, e mesmo ilustra-la, confrontando-a com outras diferentes normas que versem sobre
a mesma tematica.

Ipso facto, sem qualquer pretensdo de esgotar a matéria, mesmo
porque se ingressa em seara ainda um tanto areada, alguns
comentarios vislumbram-se factiveis de serem inicialmente oferecidos,
para reflexdo e como contributivo para a concretizagcdo da regra legal,
resultantes de lucubragdes a luz da occasio legis e da ratio legis e a
partir de varios processos de exegese, com destaque para as
interpretagcdes logica e historico-evolutiva do tema e sua
contextualizacdo atual, no plano juridico interno e externo, bem assim
da apreensdo dos interesses individuais conciliados com o interesse
publico maior.



IV - O CONCEITO DE MARCA DE ALTO
RENOME

Como intréito, destacam-se as palavras do emitente Doutor Carlos
Henrique Frées, advogado e professor altamente conceituado no campo
da propriedade intelectual:

‘Realmente, € marca de alto renome, nhum pais, aquela que,
ante sua simples mengdo, o consumidor, qualquer que seja seu
nivel, identifica, imediatamente, o produto ou servico que ela
distingue.

A marca de alto renome néo se define, nem é preciso provar

s

Sua existéncia: ‘sente-se sua presencga’.

Ainda que a priori se admita que a marca de alto renome, por sua
genuina titulagdo, dispensaria qualquer definicdo, mesmo assim, valeria
a tentativa de conceitua-la.

E sob a orientacdo da acepcao do instituto introduzida pela AIPPI,
referenciada linhas atras, e com arrimo na nogéo oferecida pela mais
atualizada e autorizada doutrina patria, que se ensaia, ainda que
timidamente, conceituar marca de alto renome como um sinal dotado de
distintividade singular e de uma autoridade incontestavel, que resulta de
sua tradicdo e qualificacdo no mercado e da qualidade e confianca que
inspira, seguramente vinculadas a boa imagem dos produtos ou
servicos a que se aplica, exercendo um acentuado magnetismo, uma
extraordinaria for¢ca atrativa sobre o publico em geral, indistintamente,
elevando-se sobre os diferentes mercados e transcendendo a funcéo a
que se prestava primitivamente.

E esse conjunto de atributos que parece dar azo ao alto renome
tem origem, naturalmente, no uso reiterado e continuo da marca pelo



seu titular e na sua ampla publicidade e constante presenca nos meios
de difusdo e, ainda, no exercicio permanente de sua funcdo no
mercado, provocando a identificacdo automatica e espontdnea da
marca com os produtos ou servigcos a que ela se aplica por diferentes
publicos, pertencentes a diversos mercados, essencialmente por forca
do reconhecimento das caracteristicas desses produtos ou servigos e
de uma determinada qualidade que Ihes é subjacente, de molde que a
marca alcanga um nivel de distingao tal e um goodwill altissimo, donde,
por Obvio, se projeta apta a atrair clientela pela sua pura e simples
presenca em quaisquer produtos ou servicos.

E a nogcdo que se defende parece encontrar apoio na visao do
Doutor Luiz Leonardos, advogado dedicado a ciéncia do Direito da
Propriedade Intelectual da mais alta ilibada credibilidade, quando, em
seu artigo “Marcas de Alto Renome”, assim se pronunciou sobre o texto
do art. 125 do Projeto de Lei da Camara dos Deputados n° 824, de
1991, que deu origem a Lei de Propriedade Industrial vigente:

“Tem-se ai, portanto, a idéia de que a marca de alto renome
deve suscitar uma relagcdo de qualidade dos produtos ou servigos
a que se refira, sem necessidade, porém, que se trate de
qualidade excepcional, bastando que seja ela capaz de atender a
imagem dela feita pelos consumidores.

Dentre as trés fungdes principais reconhecidas como desempenhadas pelas marcas,
quais sejam, a de identificar a origem das mercadorias ou servigos, a de indicar uma
determinada qualidade e a de se prestar a publicidade dos mesmos, a prote¢gdo em termos
de marca de alto renome prende-se mais, embora nao exclusivamente, as duas ultimas
fungdes que a primeira, mais importante quando se trate quer de marca notoriamente
conhecida (art. 6 bis, da CUP), quer de marca notéria (art. 67, do CPI).” (Revista da ABPI,
Sé&o Paulo, 1994)

Porém, a acepcdo de marca de alto renome ha que ser
apreendida com cautela nos tempos atuais, pois, em razao do
desenvolvimento dos meios de comunicacgao, resta indene de duvidas
que uma intensa e dispendiosa campanha publicitaria por parte de
quem detém o poder econdmico pode conduzir a que determinada



marca comum nha origem se transforme, em lapso muito breve, em
marca amplamente conhecida pelo publico em geral e, logo em seguida,
em um espaco de tempo proporcional, perda tal atributo.

E ndo seria, ao menos, razoavel, atribuir-se a essas marcas, cujo
“‘alto renome” ¢é flagrantemente instantaneo e descartavel, um
tratamento sobremaneira privilegiado, originariamente idealizado para
proteger adequadamente aquelas marcas ceélebres, que tenham
adquirido fama, conhecimento e prestigio ao longo do tempo, gracas a
uma permanente e larga atuagao no mercado e nos meios de
comunicagao, de maneira especialmente satisfatoria para o publico em
geral.

V - O FUNDAMENTO DA PROTEGCAO

DA MARCA DE ALTO RENOME

A marca de alto renome tem um excepcional carater distintivo, que
lhe é exclusivo, goza de um goodwill elevadissimo e de conhecimento e
prestigio diferidos, que derivam, essencialmente, do reconhecimento de
certa exceléncia e da confiabilidade dos produtos ou servicos a que se
aplica e que transcendem a coletividade usuaria, de fato ou em
potencial, desses produtos ou servigos, atingindo, também, a diferentes
publicos, de mercados diversos.

Seu uso constante e duradouro no mercado e sua larga
divulgacao e continua presenga nos meios de comunicagao agrupam o
conhecimento da marca por diferentes publicos, propiciando a imediata
e inconsciente associagao da marca com os produtos ou servicos em
que figura, funcionando como uma ferramenta, um verdadeiro ima para
a captacgao de clientela.



Resulta que a marca de alto renome adquire um status comercial
e juridico e um valor econémico distintos da marca comum, atributos
esses que a Lei regente objetiva justamente proteger, evitando a
diluicao do poder atrativo da marca renomada.

Por conseguinte, o fundamento da protecido legal as marcas de
alto renome parece repousar sobre as regras de repressdo a
‘concorréncia” parasitaria, que se opera pela via da usurpagao da marca
alheia renomada, e ao enriquecimento ilicito, ou enriquecimento sem
causa.

VI - OS EFEITOS DA MARCA DE ALTO
RENOME

Partindo dessa acepg¢ao de marca de alto renome, o texto legal
patrio estaria, entdo, a invocar marca sui generis, distinta de qualquer
outra espécie ja encerrada no direito positivo brasileiro que |he possa
servir de fundamento, de fato e de direito, digna, portanto, de protecao
igualmente sui generis no plano da propriedade industrial, conquanto
seja inevitavel assentir-se, primeiro, que o principio que informa a
extensdo da protecdo desse instituto € o mesmo que permeava a
protecdo da marca notéria do CPI, isto &, a repressdo contra a
“concorréncia” parasitaria e o enriquecimento ilicito, e, depois, que, no
que toca ao seu efeito desespecializante, a no¢cdo de marca de alto
renome albergada na LPI| encontra suas bases na Lei de Propriedade
Industrial de 1967, repetidas na Lei de 1969 e no CPIl de 1971. E essas
questdes pontuais, ao que parece, nao comportariam maiores
discussodes juridicas, porque aparentemente pacificadas no plano legal e
no amago da doutrina.

Nao obstante, as consequéncias do efeito desespecializante da
marca de alto renome, consagrada no art. 125 da LPI, embora se
defenda que nao se igualem, parece induvidoso que se assemelham



aquelas decorrentes da desespecializagcdo da marca notoria do art. 67
do CPLI.

Ora, o efeito da protecéo diferenciada do art. 67 do CPI ndo era
pura e simplesmente outorgar a propriedade da marca em todos os
ramos da atividade econémica ou mesmo permitir ampla oponibilidade a
terceiros - até porque, na vala comum, a exclusividade da marca
apareceria com todos os seus efeitos comuns -, tampouco assegurar a
marca notdria uma exclusividade absoluta em relacdo a todos os
produtos ou servigos, ex vi da ressalva contida no proprio dispositivo
legal.

Na realidade, o legislador nacional da época parece se ter
irmanado a férmula das legislagdes nordicas, pré-constituindo a
presuncado da notoriedade da marca, desta feita, por uma declaracéo a
priori da notoriedade, e, ao nuto proprio, assumido como consequéncia
desejada pela protecao especial impedir ou invalidar registros
posteriores de sinais outros que a reproduzissem ou imitassem, quando
verificada a possibilidade de confusdo quanto a origem dos produtos ou
servigos por ela distinguidos ou, ainda, prejuizo para a sua reputagao.

O efeito do instituto hospedado no art. 67 do CPI era, como dito,
resguardar a marca notoria contra a “concorréncia” parasitaria e o
enriquecimento ilicito reconhecidos em lei, com a constituicdo de um
registro especial, com a forma de uma anotagao ao registro comum de
inscricado da marca e condicionado a vigéncia do titulo ordinario. Porém,
tal registro revestia-se de cunho meramente acautelatorio, né&o
produzindo quaisquer efeitos diante da inexisténcia de possibilidade de
confusdo ou de prejuizo a reputagdo da marca notoria.

Entao, em favor das marcas inscritas no registro especial militava
a presungao juris tantum de colidéncia, ou seja, de confundibilidade
entre os sinais em si proprios e de conflito entre as atividades
assinaladas, que era afastada, no entanto, quando argumentos e provas
razoaveis demonstrassem n&o se verificar no mundo dos fatos a



possibilidade de confusdo quanto a origem dos produtos ou servigos ou,
ainda, de dano a reputagao da marca notoria.

Esse efeito, latu sensu, é passivel de se aplicar a marca de alto
renome. Porém, ndo aparenta ser esse, estritamente, o efeito
pretendido pelo legislador ao fixar a protecdo especial abrigada no art.
125 da LPI, por forca das nuangas que |Ihe particularizam in concreto.

Pelo panorama hoje posto, se, por um lado, resta manifesto que
também nao ha suporte juridico para se acolher a tese de que a marca
de alto renome estaria outorgada a propriedade em todos os ramos da
atividade econdmica, por outro, ha, ao menos em tese, respaldo para
assimilar-se a teoria de que a ela estaria assegurada uma ampla
oponibilidade a terceiros e uma exclusividade absoluta em relacdo a
todo e qualquer produto ou servico, notadamente diante da imprevisao
legal de qualquer ressalva semelhante a contida no art. 67, in fine, do
CPI anterior.

Assim porque, segundo os principios de hermenéutica, onde a lei
nao excepcionou nao cumpre ao intérprete da norma fazé-lo, donde
tender-se a compreensdo de que a Lei regente estaria a garantir ao
titular da marca de alto renome o direito de impedir ou invalidar registro
de marca posterior, independentemente da verificagao da possibilidade
de confusdao ou de associacao indevida quanto a origem dos produtos
ou servigos que identifique, ou, ainda, de prejuizo para a sua reputagao
ou de dano ao seu valor econémico.

Por conseguinte, pendendo em favor da marca de alto renome a
presungao juris tantum de colidéncia, a interpretacao sistematica da LPI,
orientada pelos principios que sao corolarios do direito marcario,
permite convergir ao entendimento de que a prerrogativa da marca de
alto renome, originaria do seu efeito desespecializante, reclama,
unicamente, a confundibilidade abstrata entre os sinais enfrentados em
si mesmos, sendo irrelevante a natureza dos produtos ou servigos a que
se apliquem, mesmo porque se nao se verificar associagao ou confusio
entre eles, a marca, de alto renome, certamente nao é.



Em outras palavras, a protecao da marca sob o império do art. 125
da LPI reserva-se a impedir ou invalidar registro de sinal ulterior que a
reproduza ou imite, pouco importando os produtos ou servigos a que
este se destine identificar, ja que o enfraquecimento do poder atrativo e
0 prejuizo ao valor econdmico da marca de alto renome e até mesmo a
perda material da oportunidade comercial gerada sao, in casu,
circunstancias presumidas, pois, ainda que os produtos ou servigos
sejam idénticos ou assemelhados e de qualidade comparavel, sem
quebra da boa fama da marca renomada, restaria o enfraquecimento
desta pelo watering de sua distintividade.

Sob angulo oposto, construido pelo mesmo fundamento, a regra
do art. 125 da LPI visa a sancionar exatamente a usurpacao da marca
de alto renome por terceiros, quando esta se opera pela via da
designacdo de produtos ou servicos outros que nao aqueles
assinalados pela marca.

O ponto de vista que se advoga parece alinhar-se a compreensao
do Doutor Luiz Leonardos, manifestada em seu artigo “Marcas de Alto
Renome”, antes citado. Assim assentiu o ilustre advogado:

“Veja-se, ainda, que o art. 125 do projeto de lei descarta
qualquer consideragdo acerca de risco de confusdo ou de prejuizo
para a reputacdo da marca, os quais sdo presumidos ex lege, para
se alargar a prote¢cdo da marca contra o seu uso, por terceiros, em
qualquer ramo de atividades. A necessidade desta espécie de
protecdo ja era, ha muitos anos, sentida por Clovis Costa
Rodrigues quando acentuava que:

‘A reprodugédo de uma marca notoria ndo se limita, apenas, a
destruir a reputagcdo do produto: tem consequéncias muito mais
danosas quando chega, por vezes, a comprometer o prestigio e o
crédito de uma industria. Em outras palavras, objetivemos o caso:
certa empresa adota pra seus produtos determinada marca que se



forna notéria e expectavel, desfrutando a preferéncia de larga
clientela. Terceiros, seduzidos por esta circunstancia e
pretendendo ocultar-se a sombra desse prestigio para dele
usufruir vantagens, infroduzem no mercado artigos diferentes, mas
identicamente marcados. Néo tardara que a freguesia,
conhecendo a marca, passe a adquirir, também, os artigos do
novo concorrente na ingénua ilusdo de procederem do mesmo
fabricante ... Tais manobras sdo comunissimas no trafico do
comeércio moderno’ (In Concorréncia Desleal, p. 147)”

Cuida-se, assim, de proteg¢ao obijetiva, pois, uma vez constatado o
alto renome da marca, ndo ha que se cogitar se 0 seu uso nao
autorizado implicara, ou ndo, em enriquecimento sem causa ou em
diluimento do seu poder atrativo.

E tal compreensao parece se justificar a luz da propria esséncia da
marca objeto da protecao legal.

A marca de alto renome tem excepcional distintividade, que Ihe é
exclusiva, goza de um goodwill altissimo e de conhecimento e prestigio
diferenciados junto a publicos diversos, de diferentes mercados,
propiciando a instantdnea e inconsciente associacdo da marca com 0s
produtos ou servicos em que figura, fundamentalmente pelo
reconhecimento de certa exceléncia e da confiabilidade dos produtos ou
servigos em que figura.

Tais atributos conduzem a que a marca de alto renome atinja um
status comercial e juridico distinto da marca comum e mesmo da marca
notoria alvitrada no art. 67 do CPI, justificando a outorga de uma
protecdo mais ampla do que a conferida aquelas outras.

Interpretacéo contraria, negando o elastério do ambito de protecéo
legal da marca de alto renome, remanesceria imperfeita a luz dos
principios de hermenéutica.



Ndo se quer com isso dizer que a marca notdria do CPl nao
gozasse de conhecimento que transcendesse o grupo de usuarios ou
potenciais usuarios dos produtos ou servicos a que se aplicava, mas,
sim, que esse conhecimento se dava independentemente da qualidade
ou caracteristicas peculiares dos mesmos. Por conseguinte, a marca
podia ser reconhecida no mercado pela alta qualidade dos seus
produtos ou servigos ou, entdo, perfeitamente ao contrario, sem que tal
circunstancia Ihe retirasse a condicao de marca notoria.

Possivel, entdo, ainda que numa visao preliminar, sentenciar-se
que toda marca de alto renome seria notoria a luz do CPI, mas nem
toda marca notoria sera de alto renome sob o prisma da LPI.

Sintetizando o exposto, a marca de alto renome impediria ou
invalidaria registro de marca posterior que a reproduza ou imite, sem
exigir, necessariamente, que entre as mesmas se estabeleca concreta
confusdo ou associagdo e independentemente de serem distintos ou
assemelhados os produtos ou servigos distinguidos pelos sinais
enfrentados.

VIl - A PROJEGCAO DO ALTO RENOME

Como visto, o alto renome da marca é um fato que decorre de
uma realidade que se langa no mercado e ndo um fato juridico, strictu
sensu, poréem, como tal, projeta efeitos no plano juridico, repelindo,
contudo, qualquer tentativa de fixacdo no tempo e no espaco.

Sob esse espectro, a hipoétese de alto renome parece nao
encontrar similitude, de fato e de direito, na pratica ou ideologicamente,
com a do fato notdrio, que, por sua propria esséncia, independe de
prova.



O fato notério constitui conhecimento préprio da cultura de
determinada sociedade, ou, minimamente, de certa localidade, restando
indene de duvida que se trata de fato sabido por todos, sem excecao.

Ja o alto renome nao reclama conhecimento tdo difundido que
permita afirmar que ninguém, ninguém dentro de certa coletividade
possa ignora-lo, donde ndo se deve orientar pelos mesmos paradigmas
e, de efeito, pelo mesmo principio de direito que rege o fato notorio.

Outrossim, o tempo e o0 espaco em que se deve verificar o alto
renome da marca para incidir na protecao especialissima da LPI
constitui outra questao que ainda provoca polémica do meio doutrinario.

O atributo do alto renome, além de ser um fato, &, também, um
fenbmeno, e, como tal, sujeito a transitoriedade, donde impossivel
fixa-lo no tempo, tanto € que existem marcas que concentram esse
predicado por décadas e décadas a fio, enquanto que outras sustentam
0 mesmo status por anos ou meses e o suplantam a um subito de vista,
ou, entdo, vao enfraquecendo pouco a pouco, no curso do tempo, que
ultimam por dissipa-lo por completo.

Ademais, enquanto fendbmeno, inviavel sera também fixar o alto
renome no espaco. Assim € que podem existir marcas cujo elevado
prestigio e reconhecimento restem circunscritos a determinado territorio,
regido, estado, cidade ou localidade deste, enquanto que pode haver
outras que desenvolvam fama e conhecimento que nao se restrinjam ao
seu pais de origem ou a um grupo de paises, podendo alcancgar alto
renome mundial. De igual forma, podem existir marcas que gozem do
status de alto renome em um determinado pais ou grupo de paises
distinto do seu pais de origem ou daquele no qual reivindicam essa
protecao especifica.

E essa questdo, particularmente, deve ser observada com a
maxima cautela, para que imprecisdes conceituais ou confusdes



terminolégicas n&o conduzam a julgamento errbneo quanto ao
verdadeiro sentido e alcance da proteg¢ao legal em consideragao.

De fato, sob a perspectiva do direito positivo brasileiro, o legislador
nacional, ao esculpir as normas relativas a propriedade industrial no
tempo, veio de atribuir ao direito sobre marca a configuracéo estrutural
do direito real de propriedade, com seus principios reguladores,
atributos, obrigacdes, limitacbes e efeitos, proprios do instituto da
propriedade, embora no campo material aqueles ndo sejam com este de
todo compativel.

Nessa contextualizacdo, a propria Lei Fundamental de 1988
encerrou garantia expressa a propriedade das marcas, na forma do seu
art. 5°, inciso XXIX.

Seguindo o espirito que norteou os legisladores constitucional e
ordinario no passado, a LPIl, em seu art. 129, preconizou que a
propriedade da marca se adquire pelo registro, emprestando ao direito
sobre a marca a mesma natureza juridica da propriedade e o seu efeito
erga omnes.

Portanto, o direito sobre a marca € uma criagdo do legislador -
como, alias, sao todos os direitos -, que o qualificou como direito de
propriedade, criando para esse bem o0 que se poderia chamar de um
regime juridico sui generis, equiparado ao direito de propriedade sobre
os bens materiais.

E, por ser um direito de propriedade, o legislador, como providéncia primeira, limitou
o carater absoluto do direito sobre a marca pelos principios da territorialidade e da
especialidade.

O principio da territorialidade, que aqui particularmente interessa e
que encontra suas origens na Convencdo da Unido de Paris e,
primordialmente, no principio da soberania nacional, enuncia que a
protecao conferida pela marca nao transcende os limites territoriais do
Brasil e somente no territorio nacional é reconhecido o direito de



propriedade e a exclusividade de uso da marca registrada, ou seja, o
registro de marca €& valido somente no territorio brasileiro e é
independente em relagdo aos registros correspondentes, porventura
concedidos em outros paises.

Quer dizer, a LPI garante a propriedade e a exclusividade de uso
da marca registrada no territdério nacional, assegurando um direito
oponivel contra toda e qualquer pessoa que aqui pretenda fazer uso da
mesma marca para assinalar produtos ou servicos idénticos,
semelhantes ou afins. N&o sera por outra razado que a Lei, em seu art.
129, alude ao uso exclusivo - o usus da propriedade classica - em todo
o territorio nacional.

Ja a marca nao registrada nao tem protegcdo nacional, restando
amparada somente sob os influxos da concorréncia desleal, logo, ao
mercado restrito ao qual a concorréncia se opera.

Sob esse angulo correto, a marca de alto renome registrada no Brasil também nao
escapa a observancia do principio da protec¢ao no territério nacional, em cuja extensao
impedira ou invalidara registro de marca posterior que a ela se oponha, independentemente
dos produtos ou servigos a que a nova marca se aplique.

Em contrapartida, parece ser dedugao justa e legitima que o alto renome da marca
também se deva projetar na mesma proporgao, ou seja, ha extenséo do territério nacional,
sem restringir-se a certa regiao, estado, cidade ou localidade do Pais.

Numa outra vertente, erigida sob o mesmo fundamento, passivel
deduzir-se que a protecdo da marca de alto renome € mais ampla nao
s6 no ambito da especialidade, mas, também, no plano geografico, pois,
além de se lancar em todo o territério nacional, a este ndo se limita,
podendo atingir outro pais ou paises, ou mesmo uma cobertura
universal.



VIl - A POSTULACAO DO ALTO
RENOME

A par de tudo, a Lei regente ndo encerra qualquer providéncia
para atender a situacao especifica preconizada em seu art. 125.

Razao disso, certamente ha quem defenda que o precitado
dispositivo legal ndo & auto-aplicavel, ou auto-executavel, reclamando
ato normativo posterior para concretizar-lhe os efeitos, isto €, para
aclarar-lhe o mandamento e orientar a sua aplicacao, explicitando-lhe o
sentido e facilitando sua execucédo, ato esse de competéncia reservada
do Chefe do Poder Executivo, ex vi do disposto no art. 84, inciso |V, da
Carta Politica vigente.

Sem restricdo dos méritos que, sem duvida, possam tributar em
favor daqueles que eventualmente externem tal convicgdo, parece
manifesto que a regra de que se trata ndo se pde no texto legal de
forma abstrata, mas concretamente, donde plena e imediata é a sua
eficacia, ndo dependendo, portanto, de regulamentacéo formal, pela via
do Decreto, para que produza seus regulares efeitos, sendo suficiente
que se outorgue ao preceito interpretacdo e normalizacdo que melhor
correspondam a finalidade nele colimada, visando a assegurar
plenamente a tutela do interesse para o qual se originou, porque o fim
primitivo e especial da norma €, sempre, condicionado pelo objetivo
geral do Direito.

Nessa linha de raciocinio légico-juridico, autorizada estaria a
compreensao de que o siléncio da norma legal quanto a eventuais
pressupostos ou condicdes a serem satisfeitos ou mesmo parametros a
serem observados para o reconhecimento do status de alto renome da
marca foi intencional do legislador, provocado, como de costume, com o
intuito de fazer traspassar para a esfera das atribuicoes que se inserem



na competéncia legal do INPI o tratamento e a adequagdo dessa
tematica particular na esfera administrativa.

Isso ndo prevé expressamente a Lei Federal, mas € compativel
com seu espirito, bem como com a inteligéncia daquelas outras que a
sucederam no oficio, donde interpretacdo diversa resvalaria por
caminho oposto ao costume, enquanto fonte de direito, repugnando a
verdade material de fatos pretéritos e, consequentemente, cederia lugar
a possiveis questionamentos quanto a validade e eficacia de tantos
outros atos administrativos de carater normalizador ja praticados pela
Autarquia, a exemplo daquele enunciativo dos procedimentos
pertinentes para a outorga da protecdo a propria marca notéria inscrita
no art. 67 do CPI anterior.

Esse mister, todavia, ha que ser exercido com temperamento, sem
exageros ou burocracias excessivas, e em observancia aos principios
que regem a atividade administrativa, finalizando alcancar o legitimo
desiderato da protecao especial e o verdadeiro fundamento juridico da
outorga legal dos direitos marcarios, que, em primeiro plano, € a
protecdo ao fundo de comércio do titular e, num plano secundario, a
protecao ao consumidor.

Nessa trilha de exposi¢do, a luz do texto legal em consideragao,
nao se justificaria qualquer reivindicagao prévia, autbnoma e especifica
dessa protecdo sui generis por parte do titular do direito da marca
registrada no Brasil e, de efeito, uma declaracéo a priori do alto renome
da marca pelo INPI para a sua outorga, mesmo porque se trata de um
atributo vivo desse bem imaterial, que se constitui pela sua efetiva e
manifesta utilizacdo no mercado e divulgacdo nos meios de
comunicagao, independentemente, portanto, de qualquer ato
administrativo formal de carater constitutivo.

Sob as argumentacdes assinadas linhas antes, o reconhecimento
do alto renome da marca prescindiria de prévio processo e
procedimentos proprios, formais e complexos, particulares para os fins



da protecdo de natureza extraordinaria, significando que sua outorga
dispensaria qualquer pré-constituicao de registro especial da marca no
INPI - seja de carater constitutivo ou declaratorio, ou puramente
acautelatorio -, com vigéncia determinada, mesmo porque se esta frente
a um atributo, a rigor, subsumido a certa efemeridade.

De fato, pelo prisma juridico, parece suficiente que o INPI, uma
vez reconhecido o alto renome da marca, recuse ou invalide, se ainda
legalmente possivel, a concessao, a terceiros, de registros de marcas
que a reproduzam ou imitem, finalizando a concretizagao dos efeitos da
protecao legal.

Com esse desiderato, por questdes praticas e operacionais, nao
seria de todo inviavel que o INPI promovesse mera anotacido do
reconhecimento do alto renome da marca em seus cadastros.

Tal pratica, como de fato, ndo encontra suportagao no texto legal e
ali tampouco se depara com expresso impedimento, porém se revela
salutar, tendo assento, por um lado, para evitar que o alto renome de
determinada marca venha, em um estreito lapso, a ser objeto de nova
discussdo, provas e decisdo em demandas administrativas futuras,
entre as mesmas partes, ou ndo, onerando, assim, sobremaneira, o
respectivo titular do direito material especialmente protegido,
conduzindo, em ultima instancia, a ineficacia da propria protecao legal.

Por outro lado, tal pratica dificultaria o risco de decisdes
administrativas contrarias sobre a mesma questdo em sucessivas
demandas, fato que, senao é taxativamente vedado, pelo menos néo é
desejavel, pelo desprestigio e desconfianca que podem resultar para a
Autarquia.

Isso, de modo algum, implica negar-se validade e eficacia ao
sistema atributivo regente dos direitos de propriedade industrial e da
propriedade em geral, mesmo porque a outorga dessa protecao diferida
pressupde, obrigatoriamente, o registro prévio da marca em si, ou seja,



da marca pura e simples, no INPI. Trata-se, apenas, de ajustar-se a
hipétese ao modelo legal apropriado, a fim de conferir-lhe o adequado
tratamento juridico.

IX - A LEGITIMIDADE E O EXERCICIO
DOS DIREITOS

DO TITULAR DA MARCA DE ALTO
RENOME

A rigor, determinados direitos, por sua propria esséncia, s6 podem ser adquiridos ou
exercidos na hipétese de o sujeito ativo satisfazer a certos requisitos impostos pela lei, de
molde que s6 tera legitimidade para agir o titular do direito substantivo ao qual a prépria
agao se vincula ou aqueles aos quais a lei reconhece o interesse juridico na prote¢ao do
direito substantivo.

A legitimidade, enquanto categoria juridica, consiste na conformagao do autor da
acao, isto €, da declaragdo de vontade, com o titular do interesse juridicamente tutelado
pela norma legal.

Significa dizer que a legitimidade para o exercicio dos direitos do
titular da marca reclama o prévio conhecimento dos interesses
acolhidos pela lei e das manifestacdes de vontade préprias ao interesse
juridicamente reconhecido.

De conseguinte, mister, primeiro, conhecer se quem postula o
direito a protecao especialissima da marca, versada no art. 125 da LPI,
tem legitimidade, isto €, se exprime, de fato, pretensdo compativel com
tal direito, na forma que a Lei o reconhece.



Nessa perspectiva, a legitimidade ativa do titular do registro de
marca supostamente de alto renome para invocar, formalmente, no orbe
administrativo, a protecao especial objetivamente tutelada na LPI,
parece vincular-se a demonstracdo do seu legitimo interesse em
preservar a posicao de exclusividade da sua marca, adquirida ao longo
do tempo e com dispéndios financeiros de vulto, o que, por obvio,
pressupde a propria e simultanea demonstracdo do alto renome da
marca.

Quanto ao plano das manifestacées de vontade, num paralelismo
aproximado, poder-se-ia, prima facie, dizer que a acao do titular da
marca de alto renome se equipara, com as devidas propor¢des, a agao
de veto do pré-utente da marca para a prevaléncia do seu direito de
precedéncia ao registro, assegurado na mesma Lei de Propriedade
Industrial de 1996.

No plano juridico do processo administrativo, filia-se, aqui,
pessoalmente, ao segmento dos que sustentam a aproximagao, mutatis
mutandis, da natureza da acao do titular da marca para pleitear a
protecao especial do alto renome a natureza da acado declaratoria
incidental do Direito Processual Civil, eis que, teoricamente, se destina a
obter uma providéncia preliminar de aparente carater declaratério sobre
a existéncia de um bem juridico autbnomo tutelado pela norma legal,
visando a assegurar-lhe os efeitos legais da protecéo juridica declarada,
seja como medida preventiva a constituicdo de um direito marcario
posterior sobre sinal que conflite com a marca protegida, seja como
prescricao repressiva, objetivando a desconstituicdo desse direito.

Por oportuno, traz-se a baila a concepg¢ao de declaragao incidental
que assina a emérita Doutora Maria Helena Diniz, in Dicionario Juridico,
Volume Il, Ed. Saraiva, 1998:



“1. Direito processual civil. Sentencga judicial na qual o juiz
se manifesta a requerimento de qualquer das partes, sobre a
existéncia ou ndo de uma relacdo juridica que, no curso do
processo, se tornou litigiosa ou de uma questao prejudicial relativa
a um bem juridico diferente do objetivado na ag¢éo principal.”

Assim sendo, em sede administrativa, a acao lidima do titular do
direito para propugnar a protecido diferenciada de que se trata parece
oportunizar-se, como matéria de defesa, no transcurso de um processo
concreto que contemple pedido de registro ou registro de marca ainda
passivel de revisdo, que aparente se opor aquela anteriormente
protegida sob o alegado escopo do alto renome, visando a impedir a
constituicdo de um direito sobre o novo sinal ou o desconstituir.

Nessa linha de raciocinio, com o qual particularmente se
compartilha, a acao legitima do titular da marca evocada de alto
renome, no ambito de pedido de registro de marca alheia, em tese, nao
se restringiria a hipotese de oposigcao strictu sensu, podendo ser
lidimamente exercida a posteriori, a qualquer momento ao longo do
tramite do processo principal de outorga de direitos marcarios, so6
encontrando como fronteira 0 momento da decisdo final de mérito do
pedido de registro da nova marca.

Entretanto, esse ndo é o entendimento cultivado pela doutrina
predominante, que caminha no sentido de limitar a acdo legitima do
titular da marca para postular a protecao especial apenas a hipotese de
oposicao formal, admitida nos termos e prazo prescritos no art. 158,
caput, da LPI, nao acolhendo, assim, qualquer outra oportunidade de
acao no curso de pedido de registro de marca de terceiro, ainda que
consubstanciada no exercicio do direito de peti¢ao.

E essa compreensao - a qual, em ultima instancia, se curva - ndo
€ desarrazoada, encontrando meéritos justos e valor juridico proprio,



porque, a0 menos aparentemente, distintos o direito de peticao e o
direito de postular em processo administrativo especifico.

O direito de peticdo, prerrogativa de extracdo constitucional,
agasalha o direito subjetivo de agir de qualquer pessoa perante a
Administragdo Publica em defesa de seus direitos ou valores individuais
ou de significagao coletiva, pela via instrumental da peticdo, na forma do
art. 5°, inciso XXXIV, alinea "a", da Carta Politica vigente. Assim é que
qualquer ato tendente a impedir o exercicio do direito de peticdo em
defesa de suposta lesdo a direito revelar-se-ia, em principio,
completamente injuridico, maxime porque o direito de peticao tem como
corolario o direito ao pronunciamento da autoridade destinataria do
pedido, que ndo podera silenciar-se, sob pena de corporificar omisséo
ilicita, rendendo ensejo as medidas judiciais apropriadas a espécie.

Ocorre que nem mesmo o direito de peticdo, aclamado no Texto
Constitucional, cabe ser invocado genericamente, finalizando exonerar
quaisquer sujeitos do dever de satisfazer rito processual especifico ou
de observar as oportunidades e exigéncias que condicionam o exercicio
do direito de acdo no respectivo processo administrativo, conforme
elencados nas normas legais infraconstitucionais, sob pena de violagao
aos principios maiores da isonomia e da seguranga juridica, também de
origem constitucional.

Resulta que, em sede de controvérsia administrativa, devem né&o
sO ser respeitados os pressupostos e as oportunidades fixados pela
legislagdo comum especifica, como também respeitadas as normas e os
principios que regem a processualistica administrativa.

De efeito, em principio, nem mesmo a mera invocacao do direito
de peticdo, por si sO, bastaria para assegurar ao titular da marca
alegada de alto renome o acolhimento de pretensao exercida
extemporaneamente, porque previsto rito e prazo processuais
especificos para o exercicio da agao, que haveria de ser deduzida em
sede de oposicdo formal. Em sentido analogo, ja decidiu a Segunda



Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), nos autos do Recurso
Extraordinario 263831, que teve como relator o emérito Ministro Celso
de Mello (D.J.U. de 07.12.2000).

Porém, uma vez concedido o registro da marca alheia inquinada
como colidente, o campo de atuacdo legitima do titular da marca
alegada de alto renome parece circunscrever-se, apenas, a hipétese de
requerimento formal da nulidade administrativa daquele registro
posterior, nos termos e prazo previstos no art. 113 da LPI, ndo sendo
ponderaveis as razdes para admitir-se sua extensiao além desse marco,
ou seja, o exercicio de acdo ao longo do curso do processo
administrativo de nulidade. E essa compreensao parece estar
pacificada no seio doutrinario.

Todavia, quaisquer das hipoteses demandariam, na prépria fase
postulatéria, a producdo das provas cabiveis a demonstracido da
anterioridade desse atributo da marca pelo titular, isto €, do direito
material antes protegido pela Lei, e a apreciagao preliminar do incidente
pelo INPI, oportunizando-se o devido processo legal, garantido em sede
constitucional e no art. 158, § 1°, da LPI, de vez que se estabeleceu
para as partes uma relacdo juridica processual que antecede o
julgamento do pedido de registro ou do processo administrativo de
nulidade do registro.

Assim € que, tanto em grau de oposig¢ao strictu sensu no curso de
pedido de registro, quanto em juizo de nulidade administrativa de
registro de marca, a intervencdo proposta sob o fundamento do alto
renome da marca, € de se convir, ndo configura mera questao
preliminar, de vez que introduz pleito sobre objeto novo, auténomo,
distinto da pretensdo material principal - que consiste na rejeigao do
pedido de registro ou na declaracao de nulidade do registro da marca
posterior - ndo obstante intuitivamente com esta mantenha conexao e
compatibilidade.



Melhor, entdo, que se caracterize tal intervencdo como uma
questao prejudicial, eis que envolve discussao sobre direito material
autdbnomo, proposta nos autos do processo principal de outorga de
direitos marcarios e cuja apreciacdo se sobrepde como antecedente
l6gico-juridico ao proprio provimento do mérito do pedido principal, ja
que este daquela é dependente, embora seja una a decisdo quanto ao
reconhecimento do alto renome e aos rumos do pedido de registro ou
do registro da marca posterior, ditos principais.

Como reforco a tese esposada, reproduz-se, adiante, a
diferenciacdo entre as acepc¢des de questdo preliminar e questao
prejudicial, propostas pela ja mencionada administrativista e
processualista Maria Helena Diniz, op. cit.:

“Questdo Preliminar. 1. Direito processual civil. a)E a que
antecede a matéria de mérito em contestacdo ou em peticdo de
recurso, ou em decisdo judicial, com a finalidade de regularizar o
processo e que deve ser decidida com precedéncia, pois pode
impedir o julgamento final (Othon Sidou); b) questdo analisada e
decidida relativamente ao desenvolvimento regular do processo.
Trata-se de questdo prévia, que constitui um incidente sobre o
processo ou sobre sua validade e que, por isso, deve ser
examinada em primeiro lugar.

(...)

Questdo Prejudicial. 1. Direito processual civil. (...) b)
controvérsia de direito material que, além de antecedente 16gico
da decisdo da causa, pode ser objeto de acdo autbnoma (Othon
Sidou); c¢) aquela cuja solugéo é imprescindivel para a deciséo de
uma outra, que é a principal. E a que deve ser decidida antes da
questao principal da causa, por ser relevante ou decisiva na
solucéo do litigio. (...) 2. Direito processual penal. a) Exceg¢do que
suspende o julgamento de um crime ou contravencédo, até a
verificagdo de um fato anterior, cuja apreciacdo €& condigdo



indispensavel aquele julgamento (Faustin Hélie); (...) Na
linguagem juridica em geral, pode significar: (...) e) a que se
antepbe a outra questao, para torna-la inefetiva.”

E assim que intervencdes desse quilate parecem apresentar, em
verdade, o conteudo ordinario do préprio mérito da oposicao, strictu
sensu, ou do requerimento administrativo de nulidade.

Portanto, sobrevindo uma questao prejudicial no decorrer de um
processo principal, nasceria uma espécie de acao declaratoria
incidental. De efeito, se durante o tramite do processo de outorga de
direitos marcarios, o INPI constatar a existéncia de questdo pontual
desse jaez, que constitua premissa logico-juridica necessaria ao
decisorio final do novo pedido de registro ou do processo administrativo
de nulidade de registro de marca, devera a Autarquia submeté-la a
exame, porque diante de questdo prejudicial do direito marcario
postulado a posteriori.

A partir dai, verificando-se o fenbmeno do alto renome da marca,
suposto prévio do amparo especial aludido no art. 125 da LPI, impde-se
a outorga da protecdo, e, de efeito, um julgamento de mérito que
conduza a denegacgao do pedido de registro ou a invalidagéo do registro
de marca posterior sob tal fundamento, acaso os sinais enfrentados
apresentem conflito, seja pela via da reprodugdo, seja por meio de
imitacdo da marca renomada, independentemente dos produtos ou
servigos a que se destine o novo sinal.

Contudo, carreando-se para o plano da processualistica
administrativa, subsidiariamente, as normas e 0s ensinamentos da
doutrina dominante no ambito do processo civil acerca do tratamento
juridico e dos efeitos das questdes prejudiciais que dao origem a
declaracao incidental, parece que o reconhecimento do alto renome
pelo INPI ndo estaria sob a protecao da coisa julgada material
administrativa, porque as razdes e fundamentos que levaram ao
reconhecimento do direito a protecdo especial ndo integram a decisao



administrativa no processo de outorga posterior, dito principal, nao
obstante o reconhecimento da existéncia, ou nao, do direito
materialmente protegido sob o escopo do art. 125 da LPI, deva, sempre,
integrar a sua fundamentagdo, como ultimo raciocinio da autoridade
decisoria da Autarquia.

Significa dizer que o motivo, o fundamento juridico do alto renome
da marca, embora relevante, ndo fara parte da fundamentacdo da
decisdo do processo de outorga de direitos marcarios posterior, pelo
gue nao estara sob a protecido da coisa julgada material.

Alias, o principio geral que informa esse jaez preconiza que as
questdes prejudiciais se resolvem, via de regra, sem o efeito da coisa
julgada.

Em suma, em seu raciocinio final, a autoridade competente da
Instituicdo resolvera a questao prejudicial afeta ao alto renome, para o
fim de reconhecer se a marca assim qualificada tem ou ndo o direito
anterior a protecao especial da Lei. Se repelir a defesa com fulcro no
alto renome da marca, como consequéncia do seu extremo raciocinio,
proclamara o direito do requerente a aquisi¢gao do registro ou do titular
do registro a sua manutencdo, ressalvados impedimentos outros
oponiveis. Caso contrario, se acolher a questao tocante ao alto renome
da marca anterior, proclamara a inexisténcia daquele direito.

Assim consignado, vislumbrar-se-a, entdo, a questdo da
legitimidade sob a angulacao oposta.

X - A LEGITIMIDADE E O EXERCICIO
DOS DIREITOS



PARA A REVISAO DA PROTECAO DA
MARCA ALTO RENOME

Como ja dito linhas atras, o predicado do alto renome da marca,
enquanto fenbmeno, a rigor, ndo ¢é perene, estando sujeito a
transitoriedade, donde impossivel determina-lo no tempo, sendo, por
isso mesmo, tarefa também espinhosa, qui¢ca impossivel, arbitrar-se
qualquer prazo para a outorga da protecao especial da LPI, por menor
que seja este, e muito menos no exercicio do poder discricionario da
Administracdo Publica, quando, decerto, caracterizar-se-ia ato arbitrario,
porque praticado ao arrepio da LPI, além de possivelmente ir de
encontro a prépria materialidade dos fatos.

Com efeito, a Lei regente silenciou a respeito desse aspecto da
protecdo, donde qualquer prescricdo formulada pelo intérprete
certamente resvalaria para o campo das nulidades absolutas, por sua
flagrante ilegalidade.

Sob prisma outro, a Lei enfocada ndo declinou a Autarquia a
pratica regular de atividades que objetivem impor limites ao livre
desfrute dos direitos afetos a propriedade ou mesmo fiscalizar o seu
exercicio, quer dizer, ndo Ihe delegou “poder de policia”.

Sobre o poder de policia, traz-se a colagcédo o preciso ensinamento
de Roque Antonio Carrazza, in “Curso de Direito Constitucional
Tributario”, Malheiros Editores, 1999:

"E bom lembrarmos que o poder de policia, no Brasil, deve -
por forgca do principio da legalidade - ser exercitado, hum primeiro
momento, por meio de lei, editada pela pessoa politica que, nos



termos da Constituicdo, tiver competéncia administrativa para, em
homenagem ao interesse publico, ordenar e restringir direitos e
liberdades individuais. SO depois de ditada a lei - e com apoio nela
- € que a Administragcdo Publica podera ocupar-se com o assunto,
por meio de regulamentos (que disciplinardo abstratamente
determinada conduta) e atos administrativos de efeitos concretos.
O exercicio do poder de policia impbe, sempre, abstencbes, para
0s membros da comunidade.

Exercendo, com base em lei, seu poder de policia, o Estado
(latu sensu) limita o exercicio dos direitos a propriedade e a
liberdade das pessoas, de modo a permitir que, observado o
principio da prevaléncia do interesse publico sobre o privado,
todas possam desfrutar igualmente destes dois bens supremos.”

De igual forma, a indigitada Lei também nao parece acolher
interesse legitimo da Autarquia para a propositura de qualquer agao, ex
officio, visando a contestar, ou mesmo a espiar, a subsisténcia desse
status da marca, finalizando manter-lhe ou purgar-lhe a protecao
excepcional que outrora Ihe fora assegurada.

De efeito, uma vez reconhecido o alto renome da marca em sede
administrativa, revelam-se circunscritos a tutela legal os interesses
juridicos do proprio titular do direito substantivo, como decorréncia do
atributo da disponibilidade, intrinseco ao direito de propriedade, e de
terceiros, por forca do seu direito subjetivo de pleitear ou manter registro
de sinal que demonstre aparente conflto com a marca objeto da
protecao diferenciada.

Nesse contexto, excluidos os casos de expressa renuncia do
titular do direito ao amparo excepcional, a legitimidade ativa de terceiro
para qualquer demanda formal perante o INPI, tendente a discutir e
impugnar, no plano administrativo, o direito a protecdo especial da
marca, conferida pelo art. 125 da Lei de Propriedade Industrial vigente,



parece vincular-se a demonstracdo de sua pretensdo em registrar ou
em manter registro de sinal que apresente identidade ou similitude a
marca protegida sob o fundamento do alto renome, o que, por obvio,
pressupde a existéncia formal de um pedido de registro ou de um
processo administrativo de nulidade de registro desse sinal e a
simultdnea demonstracdo da dissipacao daquele atributo da marca
anteriormente protegida, a fim de expurgar-lhe a posicdo de
exclusividade.

Pari passu, a natureza dessa acao, no plano juridico do processo
administrativo /atu sensu, também se equipararia, com as devidas
propor¢oes, a acao declaratoria incidental do Direito Processual Civil,
eis que, teoricamente, também se destina a obter uma providéncia
preliminar de aparente carater declaratério, desta feita, sobre a
inexisténcia de um bem juridico autbnomo tutelado pela norma legal,
visando a expurgar-lhe os efeitos legais da protecao excepcional.

De conseguinte, em sede administrativa, a agao legitima de
terceiro para impugnar o direito a protegao diferenciada de que se cuida
parece oportunizar-se, como matéria de defesa, no decurso de um
processo concreto que suporte seu pedido de registro de marca ou no
curso de um processo administrativo de nulidade de seu registro de
marca que aparente se opor aquela antes protegida sob o alicerce do
alto renome, finalizando desconstituir-lhe os efeitos da protecéao juridica
preteritamente declarada.

Nessa linha de compreensao, a qual pessoalmente se filia, a acao
legitima de terceiro para contestar o alto renome de marca alheia, no
ambito de pedido de registro de marca, n&o se restringiria a hipétese de
recurso strictu sensu, podendo ser lidimamente exercida a posteriori, a
qualquer momento ao longo do curso do processo principal de outorga
de direitos marcarios, inclusive no préprio ato do depdsito do seu pedido
de registro, antes mesmo de qualquer decisdao administrativa, so
encontrando como marco o momento da decisdo final de mérito,
irrecorrivel, do seu pedido de registro.



Na mesma trilha, a acido lidima de terceiro para contestar o alto
renome de marca alheia, no orbe de processo administrativo de
nulidade do registro de marca, também nao se limitaria a hipotese de
manifestacdo formal, podendo ser legitimamente exercida a posteriori, a
qualquer momento ao longo do tramite do processo, s6 encontrando
como limite o momento da decisdo final de meérito, irrecorrivel, do
processo administrativo de nulidade do seu registro.

Contudo, esse também n&o é o entendimento primado pela
doutrina predominante, que restringe a acao legitima de terceiro para
contestar o direito a prote¢ao especial da marca de alto renome apenas
as hipéteses de recurso formal contra o ato de indeferimento do seu
pedido de registro, admitido na forma e prazo prescritos no art. 212,
caput, da LPI, e de manifestacdo formal em processo administrativo de
nulidade do seu registro, prevista no art. 170 do mesmo diploma legal,
nao agasalhando, assim, qualquer outra oportunidade de agéo, quer ao
longo do tramite do pedido de registro, quer no curso do processo
administrativo de nulidade, ainda que fulcrada no exercicio do direito de
peticdo, pelos mesmos motivos de fato e fundamentos de direito ja
antes consignados.

E tal entendimento - ao qual se ultima por sucumbir -, como ja
evidenciado, também ndo se afigura destituido de fundamentagcao
juridica.

Entretanto, quaisquer das hipoteses reclamariam, na propria fase
postulatéria, a producdo das provas habeis a demonstracdo do
perecimento daquele atributo da marca anterior, isto €&, da
insubsisténcia, da extingdo do direito material protegido pela Lei, e a
apreciacao preliminar do incidente pelo INPI, oportunizando-se o devido
processo legal, garantido em sede constitucional e nos arts. 212 e 213
da LPI, de vez que aqui também se estabeleceu para as partes uma
relacdo juridica processual que antecede o julgamento do pedido de
registro ou do processo administrativo de nulidade do registro.



Assim é que, tanto em juizo de recurso strictu sensu no curso de
pedido de registro, quanto no plano de manifestagdo em processo
administrativo de nulidade de registro, a intervengao formulada sob o
fundamento da sucumbéncia do alto renome da marca alheia, s.m.j.,
também nao caracteriza mera questao preliminar, eis que igualmente
introduz pleito sobre objeto novo, autdbnomo, distinto da pretensao
material principal - que consiste na obtencdo ou na manutencédo do
registro da nova marca - embora com esta também mantenha conexao
e compatibilidade.

Nesse sentido, seria, igualmente, de se assimilar tal intervencao a
questao prejudicial, de vez que suscita discussao sobre direito material
autonomo, proposta nos autos do processo principal de outorga de
direitos marcarios do interventor e cuja apreciacido se sobrepde como
antecedente l6gico-juridico ao proprio provimento do mérito do pedido
principal, ja que este daquela também é dependente, malgrado também
seja una a decisao acerca do reconhecimento da extingdo do direito a
protecdo especial do alto renome da marca anterior e quanto ao
desfecho do pedido de registro posterior ou do processo administrativo
de nulidade, ditos principais.

Por conseguinte, verificando-se a existéncia de questao prejudicial
no transcurso de um processo principal, teria lugar um tipo de acao
declaratéria incidental. Assim, se no decorrer do processo de outorga
de direitos marcarios, o INPI constatar a ocorréncia fatica de questao
desse quilate, que constitua pressuposto logico-juridico necessario ao
decisoério final do novo pedido de registro ou do processo administrativo
de nulidade de registro de marca, devera o Instituto aprecia-la, porque
frente a questdo prejudicial do direito marcario pretendido no processo
dito principal.

A partir dai, verificando-se a exorbitacdo do fenbmeno do alto
renome na marca anterior, que constitui requisito prévio do amparo
especial alvitrado no art. 125 da LPI, impde-se o reconhecimento da



insubsisténcia do direito a essa protecao especial - “perecendo o direito
perece seu objeto” -, e, consequentemente, um julgamento de mérito
que conduza a concessdao ou a manutengdo do registro da marca
pretendida.

E, pelas mesmas razdes de fato e fundamentos de direito ja antes
assinados, também o reconhecimento do perecimento do alto renome
pelo INPIl parece ndo se amparar sob o manto de prote¢cao da coisa
julgada material administrativa.

Em breve sintese, em seu raciocinio final, a autoridade
competente da Instituicdo resolvera a questdo prejudicial que verse
sobre o alto renome, para o fim de reconhecer se a marca anterior nao
mais remanesce o direito a protegcdo especial que outrora Ihe fora
concedida. Entdo, se acolher a defesa amparada na perda do atributo
do alto renome da marca, como consequéncia do seu derradeiro
raciocinio, proclamara o direito a aquisi¢ao ou a manutencgao do registro
da nova marca, ressalvados impedimentos outros que a ele se
oponham. Ao revés, se repelir a questao respeitante a dissipagao do
alto renome da marca anterior, rejeitara o direito ao registro ulterior, ao
menos sob tal fundamento.

Xl - OUTRAS CONSIDERACOES SOBRE
A LEGITIMIDADE

Vista a questao da legitimidade sob prisma diverso, em que pese a
compreensao aqui defendida de que a Lei de regéncia ndo acolhe a
legitimidade da Autarquia para a propositura de qualquer agao, sponte
Sua, visando a impugnar, ou mesmo a fiscalizar a subsisténcia desse
status da marca, finalizando manter-lhe ou purgar-lhe a protecao
excepcional, a0 menos em tese, ndo se revela concebivel, sequer
razoavel, uma eficacia perpétua da protecao albergada no alto renome



da marca, fundamentalmente por se tratar de um atributo, a rigor,
submetido a transitoriedade.

Assim, parece que a adequacdo dos varios interesses que
circundam o tema seria mais simples ao nao se adotar o siléncio da
norma legal como regra inflexivel.

Nessa esteira, nao aparenta desarrazoado especular-se quanto a
possibilidade juridica de o INPI rever, periodicamente, a subsisténcia
daquele status naquelas marcas que se encontrem inatingiveis,
indisponiveis, insuscetiveis de apropriacao por terceiros, porque sob a
guarda da protecao extraordinaria do art. 125 da norma de regéncia.

E, como de fato, ndo se revelaria totalmente absurda essa pratica
da Autarquia, enquanto entidade de direito publico interno responsavel
pela aplicagdo das normas que regulam os direitos e obrigacdes
relativos a propriedade industrial no Brasil, por forca das competéncias
e prerrogativas legais que Ihe sao inerentes, além do que estaria em
sintonia com o proprio entendimento de que o reconhecimento do alto
renome da marca pelo INPIl ndo se encontraria sob a protecao da coisa
julgada material administrativa.

Alias, esse exercicio parece, inclusive, harmonizar-se com o0s
principios gerais do Direito de Propriedade Industrial e do Direito em
geral, que n&do admite decisdo que possa ser executada eternamente,
além de encontrar ressonancia no principio da indisponibilidade do
interesse publico, ja que eventual inacdo de terceiros com legitimo
interesse para impugnar tal protecao implicaria perpetuar ad eternum
essa protegcdo do alto renome, ainda que perecido ja esteja qualquer
fundamento para a sua concessao, em detrimento de direitos subjetivos
alheios e vulnerando o principio da fungcdo social da propriedade, de
sede constitucional, e o proprio Direito, que também se destina a um fim
social, o que poderia, inclusive, ensejar a responsabilidade civil do INPI
perante terceiros eventualmente prejudicados em face de uma protecao
especial ja destituida de qualquer valor fatico-juridico.



A esse respeito, ja sentenciava Ulpiano: “A justica € a vontade
constante e perpétua de dar a cada um o que é seu.”

De outro lado, € de se anotar, também, que a possibilidade de
uma atuagao positiva do INPI nesse sentido, objetivando a escorreita
aplicacdo das normas tangentes a propriedade industrial, resultaria no
préprio fortalecimento das bases fatico-juridicas do instituto do alto
renome. Ao revés, certamente o instituto tendera a ser uma mera
ficcdo, uma farsa institucionalizada.

Xl - O MOMENTO DO ALTO RENOME

Segundo a inteligéncia que se desenvolve, para que possa servir
de fundamento para impedir ou invalidar registro de marca alheia, o
fendbmeno do alto renome, teoricamente, se deve verificar no mundo dos
fatos antes da usurpacdo da marca, estando presente no momento do
depdsito do pedido de registro de marca alheia no INPI.

Tal deducgao se afigura reta e legitima, indo ao encontro de um dos
principios gerais do Direito, o da prioridade, invocado pela parémia prior
in tempore, melior in jure (primeiro no tempo, melhor no direito).

E tal fenbmeno parece deva perdurar até o momento da
postulacdo da protecdo extraordinaria do art. 125 da LPI pelo titular do
suposto direito ali amparado, introduzida no plano de processo de
outorga de direitos marcarios de terceiros.

Parece inquestionavel que o atributo do alto renome da marca
deva estar presente em ambos os momentos. No primeiro, para que a
usurpagcdo se caracterize, justificando a outorga da protecao
excepcional, e, no segundo, para que a propria postulagdo da protegao
especial encontre amparo legal.



Assim porque, se nesse interregno sucumbiu o alto renome da
marca ou entdo se extinguiu o registro nacional que a tutelava
juridicamente, qualquer acdo do seu titular ndo mais encontrara abrigo
no art. 125 da Lei de Propriedade Industrial vigente.

XIll - A APRECIACAO DO ALTO RENOME

Resta induvidoso que a avaliacdo de qualquer conflito marcario do
género, reclama, aprioristicamente, a apreciagdo do alto renome da
marca pela autoridade administrativa competente.

Porém, como ja evidenciado antes, o alto renome da marca nao se
presume, para os fins do exercicio da agao do titular para impedir ou
invalidar registro de marca posterior que a ela se oponha, havendo que
ser provado perante o INPI.

E ao Instituto competira apreciar a condicao de alto renome da
marca segundo as provas existentes nos autos, de ampla e livre
producao pelo reclamante da protecao excepcional, em obediéncia ao
principio da liberdade das provas.

E - é de se destacar - tal principio nao comporta limitacbes a
admissibilidade de quaisquer meios licitos para a produgao de prova,
desde que moralmente legitimos, conforme acepgédo que empresta o art.
332 do Cadigo de Processo Civil e segundo orientacao do art. 30 da Lei
n® 9.784, de 29 de janeiro de 1999.

Implica dizer, que qualquer meio de prova, além dos prescritos em
lei, sdo licitos, desde que ndo obtido de forma moralmente ilegitima.

Como visto, o ordenamento juridico processual ndo faz nenhuma
restricdo, a priori, para a produgao de provas, atuando pelo principio



oposto, abrindo a possibilidade de uso de todos os meios probatdrios e
vedando somente a utilizacdo de meios moralmente ilegitimos, cujo
conceito juridico dependera de juizo valorativo no caso concreto.

Assim porque a producao de provas nao se apresenta como uma
obrigacdo, revelando-se um verdadeiro direito do postulante da
protecdo, essencialmente vinculado a prépria eficacia do procedimento
para alcanca-la, pelo que deve ser respeitado ainda quando nao
expressamente previsto, pois sem 0 seu exercicio se tornara inviavel
satisfazer ao pressuposto nuclear a formacdo de qualquer juizo, que
consiste em "verificar se o suporte fatico concreto contém as notas
desenhadas no suporte fatico abstrato” , conforme ensina Lourival
Vilanova, in Proteg¢do Jurisdicional dos Direitos numa Sociedade em
Desenvolvimento, OAB/SP, 1970.

Como de fato, provas de natureza cogente ou impositiva parecem
nao se compatibilizar, fielmente, com o espirito da Lei de regéncia e
com o ordenamento juridico geral, o que nao implica em assentir-se que
o INPI ndo tenha competéncia e ndo deva ensejar a produg¢ao de provas
sempre que elas se apresentem imprescindiveis a boa aplicacao do
direito.

Na realidade, por forga do sentido publicista atribuido ao processo
administrativo, o INPl n&o se constitui mero espectador inerte da
demanda, assumindo uma posi¢cao ativa que lhe permite, dentre outras
prerrogativas, determinar a producdo de provas uteis e necessarias,
desde que atue com imparcialidade e com respeito ao principio do
contraditorio.

Assim é que, regra geral, o convencimento da autoridade do INPI,
ordinariamente, para o bom desempenho da sua fungao administrativa,
deve ser formado a luz da atividade probatéria exercida pelas partes no
processo, tocando-lhe, excepcionalmente, fazer uso do seu poder
discricionario para a iniciativa de produgao de provas.



Porém, restricbes da espécie parecem exageradas, né&o
merecendo prevalecer, ao menos em toda sua extensao, ex vi o estagio
atual do direito processual administrativo, onde, embora ainda prevaleca
o principio da verdade material, é crescente a valorizacado do principio
da verdade real, que mais satisfaz a autoridade administrativa atenta
aos fins sociais da propriedade industrial.

Entdo, os meios probantes do alto renome parecem constituir
matéria nova que deva, de logo, ser defrontada pela Autarquia.

Com esse desiderato, e com fundamento na iniciativa de orientar a instrugao probatéria do
alto renome, disposta ao INPI, enquanto autoridade administrativa deciséria e em razao do
seu poder discricionario, atrever-se-ia, entdo, a formular um elenco nao exaustivo de alguns
elementos informativos, de natureza suplementar as provas ordinariamente coligidas aos
autos pelo requerente da protecao especial, para fins de enfrentar a afericdo do alto renome
da marca no plano administrativo. Sao eles:

1) o grau de singularidade da marca;
2) a natureza dos produtos ou servicos identificados pela marca;

3) o grau de distintividade da marca relativamente aos produtos ou
servicos em que figura;

4) publico usuario ou potencial usuario dos produtos ou servicos a
gue a marca se aplica;

5) fracdo do publico usuario ou potencial usuario dos produtos ou
servicos a que a marca se aplica, essencialmente pela sua tradicao e
qualificacédo no mercado;

6) fracdo do publico usuario de outros segmentos de mercado que,
imediata e espontaneamente, identifica a marca com os produtos ou
servigos a que ela se aplica;



7) fracdo do publico usuario de outros segmentos de mercado que,
imediata e espontaneamente, identifica a marca essencialmente pela
sua tradicao e qualificacdo no mercado;

8) o grau de exclusividade de que gozava a marca no mercado
antes de se tornar renomada perante outras registradas no Brasil para
produtos e servigos em geral, de procedéncia diversa;

9) o grau de exclusividade de que goza a marca atualmente no
mercado em relagao a outras registradas no Brasil para produtos e
servigos em geral, de procedéncia diversa;

10) os meios de comercializagdo da marca no Brasil;

11) a amplitude geografica da comercializacido da marca no Brasil
e, eventualmente, no exterior;

12) o inicio do uso da marca no Brasil;

13) a extensdo temporal do uso da marca no mercado nacional e,
eventualmente, no mercado internacional;

14) os meios de divulgacdo da marca no Brasil e, eventualmente,
no exterior;

15) a extensdo temporal da divulgacdo da marca no Brasil e,
eventualmente, no exterior;

16) o valor anual investido pelo titular em publicidade da marca na
midia brasileira;

17) o valor econébmico da marca no ativo patrimonial do titular.

Tais elementos, empregados simultaneamente, sem a supremacia
absoluta de algum ou a exclusao sistematica de outro, aliados as provas



uteis e necessarias carreadas aos autos pelo postulante da protecao
especial, certamente subsidiardo o INPI na formulacdo de um juizo de
valor concreto e na emissdo de um pronunciamento técnico-juridico
seguro e critico quanto ao mérito da intervencdo assentada no alto
renome da marca.

A partir dai, constatando o |INPI, segundo o seu livre
convencimento diante das provas produzidas, o fenbmeno do alto
renome da marca, pressuposto do amparo especial aludido no art. 125
da LPI, impde-se a outorga da protegao, pois que a regra legal so tem
verdadeira e legitima aplicacdo quando efetivamente incidente ao
suporte fatico.

Nessa trilha de exposi¢cao, nao parece demasiado consignar que o
exame da registrabilidade de um sinal frente a marca registrada de alto
renome deve ser bem mais rigoroso do que aquele praticado em relagéo
a duas marcas comuns e ordinarias, porque, ainda que seja certo que a
marca de alto renome se fixe na mente do publico com maior
intensidade ou permanéncia e seja dificil confundi-la com outra
semelhante, certo também é que um exame superficial dos sinais
podera ceder lugar a sua coexisténcia, com inevitaveis e generalizados
problemas de confusdo, especialmente quanto a origem empresarial
das marcas e dos produtos ou servigos, que podem ser agravados pela
diluicdo da distintividade e pelo enfraquecimento do poder atrativo da
marca de alto renome.

E ressabido que se deve apreciar a confundibilidade entre dois
sinais valorando mais as suas semelhancas do que as suas diferencas,
porque estas nao eliminam as suas similitudes do mundo real e nao
raros sdo os efeitos nocivos que produzem.

Deve, por derradeiro, tomar em conta o INPI que a marca de alto
renome é e sempre sera uma ferramenta privilegiada para elevar a
imagem de qualquer pais.



XIV - CONCLUSAO

Deste artigo, que se pauta na abordagem dos aspectos
compreendidos de maior relevancia para o tema, nao representando
qualquer pretensao de exaurir o seu estudo, firmam-se, resumidamente
e apenas para fins didaticos, as seguintes conclusdes:

1) A marca de alto renome, preconizada no art. 125 da LPI, pode
ser conceituada como um sinal dotado de distintividade singular e de
uma autoridade incontestavel, que resulta de sua tradigcao e qualificagao
no mercado e da qualidade e confianca que inspira, seguramente
vinculadas a boa imagem dos produtos ou servigos a que se aplica,
exercendo um acentuado magnetismo, uma extraordinaria forca atrativa
sobre o publico em geral, indistintamente, elevando-se sobre os
diferentes mercados e transcendo a fungdo a que se prestava
primitivamente.

E esse conjunto de predicados que parece ensejar o alto renome
tem origem, naturalmente, no uso reiterado e continuo da marca pelo
seu titular e na sua ampla publicidade e constante presenca nos meios
de difusdo e, ainda, no exercicio permanente de sua fungdo no
mercado, provocando a identificacdo automatica e espontdnea da
marca com os produtos ou servigcos a que ela se aplica por diferentes
publicos, pertencentes a diversos mercados, essencialmente por forca
do reconhecimento das caracteristicas desses produtos ou servigos e
de uma determinada qualidade que Ihes é subjacente, de molde que a
marca alcanga um nivel de distingao tal e um goodwill altissimo, donde,
por Obvio, se projeta apta a atrair clientela pela sua pura e simples
presenca em quaisquer produtos ou servicos.

2) A marca de alto renome & marca sui generis, distinta de
qualquer outra espécie ja encerrada no direito positivo brasileiro que lhe



possa servir de fundamento, de fato e de direito, digna, portanto, de
protecao igualmente sui generis no plano da propriedade industrial.

3) Na marca de alto renome destaca-se o conceito de prestigio, fama, boa reputagao
e credibilidade, enfim, de alto renome junto ao publico, dispensando, por esse motivo, o
mesmo nivel de notoriedade exigido para a marca notdria, inscrita no art. 67 do CPI de
1971, sendo, contudo, exigivel um conhecimento muito maior do que aquele atingido pelas
marcas comuns.

4) A protecdo especial da marca de alto renome é
excepcionalissima, traspassando um dos principios basilares do direito
marcario, o da especialidade, segundo o qual a protegao assegurada a
marca recai sobre produtos ou servigcos correspondentes a atividade do
titular.

5) A protecado extraordinaria prescrita no art. 125 da LPI reclama
prévio registro da marca de alto renome no Brasil.

6) A protecdo da marca de alto renome destina-se a impedir ou
invalidar registro de sinal ulterior que a reproduza ou imite, pouco
importando os produtos ou servigos a que este se destine identificar, ja
que o enfraquecimento do poder atrativo e o prejuizo ao valor
econdmico da marca de alto renome e até mesmo a perda material da
oportunidade comercial gerada s&o, no caso, circunstancias
presumidas, pois, ainda que os produtos ou servigos sejam idénticos ou
assemelhados e de qualidade comparavel, sem quebra da boa fama da
marca renomada, restaria o enfraquecimento desta pela diluicdo de sua
distintividade.

7) A marca de alto renome registrada no Brasil observa o principio
da protecdo no territério nacional, em cuja extensdo impedira ou
invalidara registro de marca posterior que a ela se oponha,
independentemente dos produtos ou servicos a que a nova marca se
aplique. Em contrapartida, o alto renome da marca também se deve
projetar na mesma propor¢do, ou seja, na extensdo do territério
nacional, sem restringir-se a certa regiao, estado, cidade ou localidade



do Pais, embora a este ndo se limite, podendo atingir outro pais ou
paises, ou mesmo uma cobertura universal.

8) O reconhecimento do alto renome da marca pelo INPI dispensa
qualquer pré-constituicao de registro especial da marca, com vigéncia
determinada, sendo suficiente que a Autarquia, uma vez reconhecido o
alto renome da marca, recuse ou invalide, se ainda legalmente possivel,
a concessao, a terceiros, de registros de marcas que a reproduzam ou
imitem, finalizando a concretizagao dos efeitos da protecéao legal.

Com esse desiderato, por questdes praticas e operacionais, nao
seria de todo inviavel que o INPI promovesse mera anotagdo do
reconhecimento do alto renome da marca em seus cadastros, sendo tal
providéncia, inclusive, salutar, a uma, porque evitaria que o alto renome
de determinada marca fosse, em um estreito lapso, objeto de nova
discussdo, provas e decisdo em demandas administrativas futuras,
entre as mesmas partes, ou nao, onerando, assim, sobremaneira, o
respectivo titular do direito material especialmente protegido,
conduzindo, em ultima instancia, a ineficacia da prépria protecao legal,
e, a duas, porque tal pratica dificultaria o risco de decisdes
administrativas contrarias sobre a mesma questdo em sucessivas
demandas, fato que, sendo é taxativamente vedado, ndo €, ao menos,
desejavel, pelo desprestigio e desconfianca que podem resultar para a
Autarquia.

9) No plano administrativo, a agao legitima do titular do direito para
postular a protecdo especial de que trata o art. 125 da LPI parece
oportunizar-se, como matéria de defesa, no transcurso de um processo
concreto que contemple pedido de registro ou registro de marca ainda
passivel de revisao, que aparente se opor aquela protegida sob o
alegado escopo do alto renome, visando a impedir a constituicado de um
direito sobre 0 novo sinal ou o desconstituir.

9-A) Em principio, no orbe de pedido de registro de marca alheia,
a atuacao lidima do titular do direito para propugnar a proteg¢ao especial



do alto renome n&o se restringiria a hipotese de oposicao strictu sensu,
podendo ser lidimamente exercida a posteriori, a qualquer momento ao
longo do tramite do processo principal de outorga de direitos marcarios,
s6 encontrando como fronteira 0 momento da decisao final de mérito do
pedido de registro da nova marca.

Entretanto, esse ndo é o entendimento cultivado pela doutrina
predominante, que caminha no sentido de limitar a agao legitima do
titular da marca para postular a protecao especial apenas a hipotese de
oposicao formal, admitida nos termos e prazo prescritos no art. 158,
caput, da LPIl, ndao acolhendo, assim, qualquer outra oportunidade de
acao no curso de pedido de registro de marca de terceiro, ainda que
consubstanciada no exercicio do direito de peti¢ao.

Ja no ambito de registro da marca alheia, parece pacifico que o
campo de atuacédo legitima do titular da marca alegada de alto renome
circunscrever-se-ia, apenas, a hipotese de requerimento formal da
nulidade administrativa daquele registro posterior, nos termos e prazo
previstos no art. 113 da LPI.

Todavia, quaisquer das hipoteses demandariam, na prépria fase
postulatéria, a producdo das provas cabiveis a demonstracido desse
atributo da marca pelo titular, isto €, do direito material protegido pela
Lei, e a apreciagao preliminar do incidente pelo INPI, oportunizando-se
o devido processo legal, garantido em sede constitucional e no art. 158,
§ 1°, da LPI, de vez que se estabeleceu para as partes uma relagao
juridica processual que antecede o julgamento do pedido de registro ou
do processo administrativo de nulidade do registro.

10) Em sede administrativa, a agao lidima de terceiro para
impugnar o direito a protecdo diferenciada de que cuida o art. 125 da
LPI parece oportunizar-se, como matéria de defesa, no decurso de um
processo concreto que suporte seu pedido de registro de marca ou no
curso de processo administrativo de nulidade de seu registro de marca
que aparente se opor aquela antes protegida sob o escopo do alto



renome, finalizando desconstituir-lhe os efeitos legais da protecéo
juridica preteritamente declarada.

10-A) Em principio, no ambito de pedido de registro de marca, a
acao legitima de terceiro para contestar o alto renome de marca alheia
nao se restringiria a hipotese de recurso strictu sensu, podendo ser
lidimamente exercida a posteriori, a qualquer momento ao longo do
curso do processo principal de outorga de direitos marcarios, inclusive
no proprio ato do depdsito do seu pedido de registro, antes mesmo de
qualquer decisdo administrativa, s6 encontrando como marco o
momento da decisdo final de meérito, irrecorrivel, do seu pedido de
registro.

Na mesma trilha, a acido lidima de terceiro para contestar o alto
renome de marca alheia, no orbe de processo administrativo de
nulidade do registro de marca, em tese, também nao se limitaria a
hipétese de manifestagcdo formal, podendo ser legitimamente exercida a
posteriori, a qualquer momento ao longo do tramite do processo, s6
encontrando como limite o momento da decisdo final de meérito,
irrecorrivel, do processo administrativo de nulidade do seu registro.

Contudo, esse também n&o é o entendimento primado pela
doutrina predominante, que restringe a acao legitima de terceiro para
contestar o direito a prote¢ao especial da marca de alto renome apenas
as hipoteses de recurso formal contra o ato de indeferimento do seu
pedido de registro, admitido na forma e prazo prescritos no art. 212,
caput, da LPI, e de manifestacao formal em processo administrativo de
nulidade do seu registro, prevista no art. 170 do mesmo diploma legal,
nao agasalhando, assim, qualquer outra oportunidade de agao, quer ao
longo do tramite do pedido de registro, quer no curso do processo
administrativo de nulidade, ainda que fulcrada no exercicio do direito de
peticdo, pelos mesmos motivos de fato e fundamentos de direito ja
antes consignados.



Porém, quaisquer das hipéteses reclamariam, na propria fase
postulatéria, a producdo das provas habeis a demonstracdo do
perecimento daquele atributo da marca anterior, isto €&, da
insubsisténcia, da extingdo do direito material protegido pela Lei, e a
apreciacao preliminar do incidente pelo INPI, oportunizando-se o devido
processo legal, garantido em sede constitucional e nos arts. 212 e 213
da LPI, de vez que aqui também se estabeleceu para as partes uma
relacao juridica processual que antecede o julgamento do pedido de
registro ou do processo administrativo de nulidade do registro.

11) Para que possa servir de fundamento para impedir ou invalidar
registro de marca alheia, o fenbmeno do alto renome se deve verificar
no mundo dos fatos antes da usurpacédo da marca (prior in tempore,
melior in jure), ou seja, no momento do depdsito do pedido de registro
de marca alheia no INPI, e deve perdurar até o momento da postulacao
da protecdo extraordinaria do art. 125 da LPI pelo titular do suposto
direito ali amparado, introduzida no plano de processo de outorga de
direitos marcarios de terceiros.

O atributo do alto renome da marca deve estar presente em
ambos os momentos. No primeiro, para que a usurpagao se
caracterize, justificando a outorga da protecdo excepcional, e, no
segundo, para que a propria postulagdo da protecédo especial encontre
amparo legal.

12) Configura-se a possibilidade juridica de o INPI rever,
periodicamente, a subsisténcia do atributo do alto renome naquelas
marcas que se encontrem inatingiveis, indisponiveis, insuscetiveis de
apropriagao por terceiros, porque sob a guarda da protegao
extraordinaria do art. 125 da norma de regéncia, porque tal pratica
parece harmonizar-se com o0s principios gerais do Direito de
Propriedade Industrial e do Direito em geral, além de encontrar
ressonancia no principio da indisponibilidade do interesse publico, ja
que eventual inagdo de terceiros com legitimo interesse para impugnar
tal protecao implicaria perpetuar ad eternum a protecao do alto renome,



ainda que perecido ja esteja qualquer fundamento para a sua
concessao, em detrimento de direitos subjetivos alheios e vulnerando o
principio da funcdo social da propriedade e o proprio Direito, o que
poderia, inclusive, resultar em responsabilidade civil do INPI perante
terceiros eventualmente prejudicados em face de uma protecéo especial
ja destituida de qualquer valor fatico-juridico.

13) Para que o INPI enfrente a afericdo do alto renome da marca,
podem ser elencados, de forma n&o exaustiva, alguns elementos
informativos, de natureza suplementar as provas ordinariamente
coligidas aos autos pelo requerente da protegao especial. Tais
elementos, empregados simultaneamente, sem a supremacia absoluta
de algum ou a exclusao sistematica de outro, aliados as provas uteis e
necessarias carreadas aos autos pelo postulante da protecao especial,
certamente subsidiardo o INPI na formulacdo de um juizo de valor
concreto e na emissao de um pronunciamento técnico-juridico seguro e
critico quanto ao mérito da intervencao assentada no alto renome da
marca.

14) Constatado pelo INPI, segundo o seu livre convencimento em
face das provas apresentadas, o fenbmeno do alto renome da marca,
pressuposto do amparo especial aludido no art. 125 da LPI, impde-se a
outorga da protecéo, pois que a regra legal s6 tem verdadeira e legitima
aplicacao quando efetivamente incidente ao suporte fatico.

Esses sdo os comentarios que se permite aduzir sobre matéria tao
nova e atual, oferecidos para reflexdo e como contributivo, a fim de
lancar luzes a Diretoria de Marcas para implementar eficacia a protecao
especial as marcas de alto renome, introduzida no ordenamento juridico
pela Lei de Propriedade Industrial de 1996, nao obstante se deva
consignar a necessidade de se aprofundar ainda mais o0s
conhecimentos sobre o instituto, unindo-se esforgos para alcangar um
adequado sistema de protecido aos direitos dos titulares de marcas
altamente renomadas, tanto nacionais, quanto estrangeiras, que tém
como guardido, no plano administrativo, o proprio INPI.



Nesse sentido, dada a atualidade, a relevancia e o interesse geral do tema em
consideracao, parece conveniente que a autoridade competente da Autarquia, previamente
a formalizagdo de qualquer ato administrativo que finalize a sua normalizagao, oportunize
aos administrados ou, minimamente, as associacdes legalmente constituidas, vinculadas a
propriedade industrial, a participagcdo nas eventuais discussdes futuras quanto ao
tratamento e a adequagédo da matéria no plano administrativo, na forma autorizada pelo art.
33 da Lei n® 9.784/99.
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